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1. - OS FACTOS DO PROCESSO'.

O demandante no processo ¢ um consoércio de produtores de queijo
Gorgonzola, «Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola», sen-
do dois os demandados: «Kiserei Champignon Hofmeister GmbH &
Co. KG» e «Eduard Bracharz GmbH»:

a) O Consoreio demandante tem por objecto encorajar o fabrico e a
comercializagdo do Gorgonzola, proteger a utilizagdo da denominagio
«Gorgonzola» ou de uma denominacéo similar reconhecida, vigiar o
uso das Marcas do consorcio e garantir a aplicagdo das regras de pro-
tec¢ao das Denominagoes de Origem de diferentes tipos de queijo. O
Gorgonzola ¢ um queijo cremoso de pasta azul, que deve o seu nome a

' Processo C-87/97, publicado na Colectdnea de Jurisprudéncia 1999, p. 1-01301.
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uma antiga aldeia situada na provincia de Mildo. Para identificar as suas
queijarias, os membros do consorcio acrescentam a Denominagio de
Origem Protegida (DOP) «Gorgonzola», determinadas denominagoes
sociais, comportando, regra geral, o elemento «zolax.

b.1) A primeira demandada ¢ uma queijaria cuja sede se situa nos
arredores de Kempten (Alemanha) que fabrica um queijo de pasta azul,
denominado «Cambozola». O «Cambozola» ¢ comercializado na Ale-
manha (desde o Outono de 1977), na Austria (desde Marco de 1983) ¢
na quase totalidade dos outros Estados-Membros da Unifio Europeia.
Esta primeira demandada ¢ proprietaria da Marca austriaca «Cambozo-
la» que estd protegida, desde 7 de Abril de 1983, abrangendo o leite e
produtos lacteos (nomeadamente, queijo).

b.2) A segunda demandada vende, por grosso, diferentes tipos de
produtos alimentares, entre os quais o queijo. Na Austria, a maior par-
te do queijo de pasta azul produzido pela primeira demandada sob a
denominagao «Cambozola», € revendido a retalhistas pela segunda de-
mandada.

Em Maio de 1994, o demandante interpds recurso no Handels-
gericht Wien, pedindo que fosse ordenado as demandadas que cessas-
sem a comercializagio de um queijo de pasta azul, sob a denominagio
«Cambozolax», solicitando o cancelamento desta Marca. O demandante
solicitou, igualmente, que fosse proferido, em processo, um despacho
de medidas provisérias proibindo as demandadas de comercializarem
um queijo de pasta azul, sob a denominagio «Cambozola», durante a
pendéncia do litigio.

O demandante baseou o seu recurso em disposi¢des do direito na-
cional e do direito internacional:

— O direito nacional invocado foi a Osterreichisches Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (Lei austriaca contra a concorréncia des-
leal). O art. 1.°, desta lei, considera toda e qualquer pratica comercial
desleal como anticoncorrencial. O art. 2.° dispde que o engano, em es-
pecial quanto as qualidades, origem ¢ modo de produgio dos produtos
ou das prestagdes, € anticoncorrencial. O art. 9.° proibe a utilizagio
abusiva de denominagdes de empresa.

— O tratado invocado foi a Convengdo Internacional sobre o em-
prego de Denominagoes de Origem e denominagoes de queijos, assi-
nada em Stresa em | de Junho de 1951 (Convengdo de Stresa). Esta
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convencio abrange a utilizagdo da denominagao «Gorgonzola» a partir
de 1 de Junho de 1954. O art. 1.° da Convengdo de Stresa «proibe todas
as mengdes que constituam falsas indica¢des sobre a origem, a espécie,
a natureza ou as qualidades especificas dos queijos...». O art. 3.° protege
as denominagdes especificadas, «usadas sos ou acompanhadas seja de
um qualificativo seja mesmo de um correctivo como «tipo», «género»,
«modo», ou outro».

— Em 21 de Junho de 1994, o Handelsgericht Wien proferiu um
despacho de medidas provisorias com base na Convengdo de Stresa.

O Oberlandesgericht, em recurso, confirmou esta decisao em 22 de
Setembro de 1994.

Estes dois 6rgios jurisdicionais consideraram que a Convengdo de
Stresa, para além de proteger a designagio de origem «Gorgonzola»,
proibia, igualmente, o emprego de denominagdes similares susceptiveis
de se prestarem a confusao, tais como «Cambozola».

Estas decisoes inspiraram-se num Acérdao do Oberster Gerichtshof
que, em Maio de 1993, tinha decidido, no processo também interposto
pelo Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, que o art. 3.°
da Convengdo de Stresa proibia uma denominagio evocadora como, no
processo em causa, «Osterzolar.

Uma vez confirmado, em recurso, o despacho de medidas provi-
sérias, o processo quanto ao mérito foi retomado no Handelsgericht
Wien.

A Convengdo de Stresa deixou, entretanto, de ser aplicada na Aus-
tria, em 9 de Fevereiro de 1996. A protecgao, na Austria, da Denomi-
nagio de Origem «Gorgonzola» passou a ser regida pelo acordo entre
o Governo Austriaco ¢ o Governo Italiano relativo as Indicagdes Ge-
ogrificas de origem e as denominagdes de certos produtos, assinado
em Roma em 1 de Fevereiro de 1952, e pelo protocolo adicional a este
acordo, assinado em Viena em 17 de Dezembro de 1969.

Nos termos do acordo austro-italiano, as partes contratantes obri-
gavam-se a tomar todas as medidas necessdrias para garantir, de modo
efectivo, as Indicagoes Geograficas de Origem e as denominagoes de
certos produtos contra a concorréncia desleal — considerando-se acto de
concorréncia desleal todo e qualquer acto de concorréncia contrario aos
usos leais em matéria industrial ou comercial.

O referido acordo estabelecia que a protec¢@o se aplicaria mesmo
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que a verdadeira origem do produto fosse indicada ou que a denomi-
nacao fosse acompanhada de certos termos rectificativos, tais como o
«génerox», «modo», «tipo» ou outros.

O acordo original aplicar-se-ia a um nimero limitado de produtos
especificados, entre os quais, no que respeita aos géneros alimenticios,
as bebidas alcodlicas e aos produtos de charcutaria, mas excluia os
quetjos.

O protocolo adicional aumentou, consideravelmente, a lista dos
produtos protegidos, passando a englobar numerosos queijos. Todavia,
no que diz respeito a determinadas denominagdes, entre as quais «Gor-
gonzola», o protocolo dispunha expressamente que ele s6 entraria em
vigor em caso de revogagao ou alteragdo da Convengdao de Stresa. O
acordo austro-italiano tornou-se, por conseguinte, aplicivel em 10 de
Fevereiro de 1996.

As demandadas defenderam, perante o Handelsgericht Wien, que
o despacho de medidas provisérias e a decisao definitiva pedida pela
demandante violavam o direito comunitdrio. Alegaram que o queijo
era legalmente comercializado sob a denominacdo «Cambozola» no
seu Estado de origem (Alemanha) e importado para a Austria, e que a
proibigao teria por efeito restringir as trocas comerciais, violando, deste
modo, o disposto no art. 30.° do Tratado CE, sem ser justificada pelo art.
36.° do mesmo Tratado.

Pretendendo obter esclarecimentos sobre a questio de saber se es-
tas decisOes judiciais contrariavam o art. 30.° ou se eram justificadas
pelo art. 36.%, 0 Handelsgericht Wien submeteu ao Tribunal de Justica
as questoes prejudiciais seguintes:

«1) No estado actual do direito comunitério, ¢ compativel com os
principios fundamentais da livre circulagio de mercadorias (artigos 30.°
¢ 36.°, do Tratado CE) que um queijo ostentando a Marca «Cambozo-
lax, legalmente produzido num Estado-Membro desde 1977, que é ven-
dido noutro Estado-Membro desde 1983, nio possa ser comercializado
neste ultimo Estado-Membro sob a denominacao «Cambozola», devido
a uma medida nacional adoptada em aplicagdo de uma convencdo inter-
nacional sobre a protec¢do das denominagoes geograficas de origem e
das designagdes de determinados produtos (que protege a denominacgio
«Gorgonzola») e a uma proibi¢ao nacional de publicidade enganosa?

2) Sera relevante para a resposta a esta pergunta o facto de a em-
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balagem do queijo comercializado sob a Marca «Cambozola» osten-
tar uma indicagio claramente visivel do pafs de producio («Deutscher
Weichkiise»), tendo em conta que este queijo, regra geral, nao € exposto
nem vendido ao consumidor sob a forma de queijos inteiros, mas em
triangulos e, em parte, sem a embalagem original?»

O Tribunal de Justica (Quinta Secg¢io), pronunciando-se sobre as
duas questdes submetidas pelo Handelsgericht Wien, declarou:

«No estado actual do direito comunitdrio, o principio da livre cir-
culagio de mercadorias nfio obsta a que um Estado-Membro adopte
as medidas que lhe incumbem para assegurar a protecgdo das Deno-
minacdes de Origem registadas ao abrigo do Regulamento (CEE) n.”
2081/1992 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo a protecgao
das Indicacoes Geogrificas e Denominagoes de Origem dos produtos
agricolas e dos géneros alimenticios. A este titulo, o uso de uma deno-
minagio como «Cambozola» pode ser qualificado, na acepcio do art.
13.2,n.° 1, al. b), deste Regulamento, como evocagio da Denominagio
de Origem Protegida «Gorgonzola», sem que a mengao na embalagem
da origem verdadeira do produto seja susceptivel de alterar esta qua-
lificagdo. Compete ao Orgdo jurisdicional nacional determinar se as
condigdes estabelecidas pelo art. 14.°, n.° 2, do Regulamento (CEE)
n.° 2081/1992 permitem, neste caso, que o uso da Marca previamente
registada prossiga ndo obstante o registo da Denominagdo de Origem
Protegida «Gorgonzola», fundamentando-se, nomeadamente, no estado
do direito em vigor no momento do registo da Marca para apreciar se
este pode ter sido feito de boa fé e se ndo considerar que uma denomina-
¢iio como «Cambozola» constitui, por si propria, uma forma de induzir
em erro o consumidor».

2.- A PROTECCAO DA DENOMINACAO DE ORIGEM
FACE A MARCA, NO DIREITO COMUNITARIO.

A anilise do regime de protec¢do da Denominagédo de Origem face
3 Marca no direito comunitdrio impde-se uma vez que as questdes sub-
metidas ao Tribunal se referem ao «estado actual do direito comunita-
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rio».
2.1. - Denominacio de Origem versus Marca.

A Denominagdo de Origem e a Marca sao duas modalidades vi-
zinhas dentro da propriedade industrial. Ambas sdo sinais distintivos
colocados sobre mercadorias introduzidas no mercado, sendo diversos
0s pontos de comparacéo e distingao®.

A Marca tem uma fungdo distintiva e, tendencialmente, uma fun-
¢ao indicadora de uma mesma origem empresarial. A Denominagio de
Origem, para além da fungdo distintiva, indica que o produto tem uma
certa origem geografica e certas caracteristicas qualitativas tipicas.

Enquanto que a Denominagdo de Origem s pode ser constituida
por um nome geografico, os sinais constitutivos de Marcas podem ser
muito variados: palavras, suas combinagdes, imagens, simbolos, for-
mas tridimensionais, entre outros.

Quer a Denominagio de Origem quer a Marca constituem sinais
indicativos de procedéncia. Todavia, enquanto que a Denominagio de
Origem indica a procedéncia geogrifica dos produtos®, a Marca indica
a sua procedéncia empresarial.

Os objectos designados pela Denominagdo de Origem tém de per-
tencer ao sector dos produtos. Por sua vez, a Marca tanto pode distin-
guir produtos como servicos.

As fungdes que a Denominag¢io de Origem cumpre relativamente
ao produto ndo coincidem com as que desempenha a Marca relativa-
mente ao objecto ao qual se aplica. A Denominagio de Origem desig-

* Para uma andlise desenvolvida da disting@io entre Denominagio de Origem ¢ Mar-
ca, ver MARIA DEL MAR MARONO GARGALLO, La proteccion juridica de las
Denominaciones de Origen en los Derechos Espaiiol y Comunitario, Marcial Pons,
Madrid, 2002, pp. 96 ¢ ss.; MANUEL JOSE BOTANA AGRA, Las Denominaciones de
Origen, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 25 e ss.; ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO
DE ALMEIDA, Denominagdo de Origem ¢ Marca, Coimbra Editora, Coimbra, 1999,
pp. 336 € ss..

3 MARIA DEL MAR MARONO GARGALLO, La proteccion juridica de las Deno-
minaciones de Origen en los Derechos Espariol y Comunitario, cit., pp. 96 e 97, refere
que a Denominagio de Origem tem uma fungio indicativa da procedéncia geogrifica
do produto, individualizando e distinguindo o produto perante todos aqueles que néo
tenham sido produzidos, elaborados e transformados na drea geografica de referéncia.
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na ou serve para designar um produto, enquanto que a Marca tem que
distinguir ou servir para distinguir um produto ou servi¢o de outros
idénticos ou similares.

Quer a Denominagao de Origem, quer a Marca, desempenham uma
fungiio de garantia da qualidade de um produto. Na Marca, € o proprio
titular que tem a missdo de garantir o cumprimento desta fungao. O
que o consumidor espera ¢ que os produtos ou servigos aos quais se
aplica uma mesma Marca tenham iguais caracteristicas e o facto de
a qualidade ser melhor ou pior depende da capacidade do empresario
de convencer o piblico. Neste sentido, pode afirmar-se que a qualida-
de da Marca assenta num discurso subjectivo do empresdrio. Acresce
que as circunstancias determinantes da qualidade do respectivo produto
ou servi¢o abrangido pela Marca poderao ser da mais variada natureza
(processos de produgio especiais, matérias-primas utilizadas, aplicagao
de investigagoes avangadas). Por sua vez, a Denominagdo de Origem
¢ um simbolo de qualidade especifica, uma vez que os produtos desig-
nados possuem caracteres ou qualidades especificos determinados pela
influéncia do meio geografico de origem. Estas qualidades especificas
assentam em critérios objectivos predeterminados e assegurados pelo
préprio ordenamento juridico. O direito & Denominagio de Origem €
um direito colectivo exercido por todos os produtores de uma localida-
de, regidio ou territorio. O direito & Marca ¢é propriedade exclusiva do
seu titular (fabricante, comerciante, artifice, pessoa colectiva).

O proprietdrio de uma Marca pode utiliza-la como muito bem de-
sejar, para o produto que escolher, fabricado na sua empresa ou noutra,
em qualquer lugar ou até em diversos paises, podendo modificar a qua-
lidade, as caracteristicas e o modo de fabrico ou de apresentagio dos
produtos vendidos com a Marca.

Por sua vez, o titular de uma Denominag¢do de Origem nao tem esta
liberdade, dado que a Denominagao de Origem sé pode ser utilizada
para os produtos provenientes de uma regido determinada e que tenham
sido produzidos de acordo com as regras estabelecidas pela tradigdo e
pelo uso ou devidamente regulamentadas. Devera tratar-se de um pro-
duto tipico, com certas caracteristicas qualitativas derivadas de uma in-
tima relagdao com o territorio®.

4 Refira-se que a Marca de certificagiio ou de garantia pode aproximar-se desta caracte-
ristica de Denominagio de Origem.
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2.2. - O conceito de Denominacao de Origem no Regulamento
(CEE) n.° 2081/1992 do Conselho, de 14 de Julho de 1992,
relativo a proteccio das Indicacdes Geograficas e Deno-
minagoes de Origem dos produtos agricolas e dos géneros
alimenticios®.

O art. 2.°, n.° 2, al. a), do Regulamento define Denominagio de
Origem como o nome de uma regio, de um local determinado ou, em
casos excepcionais, de um pais, que serve para designar um produto
agricola ou um género alimenticio origindrio dessa regido, desse lo-
cal determinado ou desse pais ¢ cujas qualidades ou caracteristicas se
devam, essencial ou exclusivamente, ao meio geografico, incluindo os
factores naturais e humanos, e cuja produgio, transformacao e elabora-
¢ao ocorram na drea geografica delimitada.

MaARia DEL MAR MARONO GARGALLO considera que, a luz do Regu-
lamento, a Denominagdo de Origem consiste «numa denominacdo ou
nome que revela a existéncia de um duplo vinculo, geogréfico e quali-
tativo, entre o produto e o seu lugar de origem»°:

— O vinculo geogrdfico resulta da circunstincia de a Denominagéo
de Origem ser entendida como nome geografico que designa um produ-
to origindrio da zona identificada por esse nome. A luz do Regulamento
a Denominagido de Origem comporta necessariamente um vinculo fi-
sico ou material do correspondente produto com o territério da regido,
lugar ou pais identificado pelo nome geografico que a constitui’.

— Ovinculo qualitativo advém da presenga no produto de uma qua-
lidade ou caracteristica especificas devidas ao meio geografico de pro-
dugdo. A Denominagdo de Origem designa produtos com qualidades
especificas devidas, conjuntamente, a factores naturais (clima, compo-

* Publicado no Jornal Oficial n.° L 208 de 24/07/1992, pp. 0001-0008 e alterado pelo
Regulamento (CE) n.° 692/2003 do Conselho, de 8 de Abril de 2003 (publicado no
Jornal Oficial n.° L. 099 de 17/04/2003, pp. 0001-0007).

® MARIA DEL MAR MARONO GARGALLO, La proteccion juridica de las Denomi-
naciones de Origen en los Derechos Espaiiol y Comunitario, cit., p. 218.

" Ver, neste sentido, MANUEL JOSE BOTANA AGRA, Las Denominaciones de Ori-
gen, cit., pp. 177 ¢ ss.
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sicao do solo, vegetagiio) e humanos (praticas e métodos de trabalho,
desenvolvidos e melhorados pelo homem, ao longo do tempo, em cone-
xd0 com o particular meio natural da zona), do meio geografico a que
corresponde o nome utilizado.

Do exposto resulta que o legislador elegeu o meio geografico como
um elemento essencial da Denominagéio de Origem. O art. 2.°, n.° 2 fala
de qualidades ou caracteristicas que se devem, essencial ou exclusiva-
mente, a0 meio geografico®.

Assim e como ja fizemos referéncia, a Denominagio de Origem
«Gorgonzola» reporta-se a um queijo cremoso de pasta azul, que deve
0 seu nome a uma antiga aldeia situada na provincia de Mildo.

2.3. - O registo como condi¢io para a Denominacgio de Ori-
gem beneficiar da proteccio do Regulamento (CEE)
n.’ 2081/1992.

Para que uma Denominagéo de Origem de produtos agricolas ou
alimenticios possa beneficiar da proteccao juridica constante do Regu-
lamento, serd necessdria a sua inscri¢do num Registo de Denominagoes
de Origem e Indicagoes Geogrdficas, previsto pelo proprio Regulamen-
to.

Os artigos 13.° e 14.° do Regulamento fixam as bases do sistema de
protec¢iio das denominagdes inscritas no Registo Comunitdrio. Neste
sentido, o art. 13.%, n.° 1 é claro ao estabelecer que as denominagdes
compreendidas no Ambito de protecgio sdo as «Denominagoes Regis-
tadas».

MaNUEL Jost: BotaNA AGRrA afirma que a inscri¢io comunitdria tem
cardcter constitutivo do direito de utilizagdo dessa denominagdo como
Denominagio de Origem Protegida (DOP)’.

Cumpre, por isso, fazer uma andlise, ainda que muito sucinta, do

8 Ver, neste sentido, MARIA DEL MAR MARONO GARGALLO, La proteccion ju-
ridica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Espaiiol y Comunitario, cit.,
pp. 224 e ss.; MANUEL JOSE BOTANA AGRA, Las Denominaciones de Origen, cit.,
pp. 177 e ss..

9 Neste sentido, ver MANUEL JOSE BOTANA AGRA, Las Denominaciones de Ori-
gen, cit., p. 203.
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procedimento de registo previsto no Regulamento (CEE) n.° 2081/1992,
para as Denominagdes de Origem'?, centrando-nos nos aspectos mais
relevantes do mesmo.

2.3.1. - Critérios de legitimidade.

O art. 5.°, n.° 1, estabelece quem tem legitimidade para apresen-
tar um pedido de registo de uma Denominagdo de Origem Protegida
(DOP) ou Indicagio Geogrifica Protegida (IGP). Assim, estio legitima-
das para o fazer um agrupamento ou, sob certas condicdes, uma pessoa
singular ou colectiva''.

O Regulamento fornece um conceito amplo de agrupamento, ja
que esta expressao inclui toda a organizagio de produtores e/ou trans-
formadores de um mesmo produto agricola ou alimenticio, qualquer
que seja a sua forma juridica ou a sua composicio'2.

2.3.2. - Contetido do pedido de registo.

Para solicitar o registo de uma Denominagéo de Origem Protegida
(DOP) exige-se que o produto agricola ou alimenticio em questao se
ajuste a um conjunto de condi¢des cujo conteddo minimo consta do n.°
2 do art. 4.°

—nome do produto agricola ou alimenticio;

= descrigdo do produto (incluindo matérias-primas e caracteristicas

' Para uma andlise desenvolvida do sistema de registo, ver MARIA DEL MAR MA-
RONO GARGALLO, La proteccion juridica de las Denominaciones de Origen en
los Derechos Espaiiol y Comunitario, cit., pp. 239 ¢ ss.; MANUEL JOSE BOTANA
AGRA, Las Denominaciones de Origen, cit., pp. 186 ¢ ss.; MARIA DEL MAR GO-
MEZ LOZANO, Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geogrdficas, Thom-
son Aranzadi, Granada, 2004, pp. 84 ¢ ss..

"' Excepcionalmente, permite-se que possam apresentar um pedido de registo as pes-
soas fisicas ou juridicas. O Regulamento n.° 2037/1993, da Comissio, de 27 de Julho
de 1993, estabelece, no seu art. 1.°, que sO em casos excepcionais e devidamente jus-
tificados uma pessoa fisica ou juridica podera apresentar um pedido de registo se, no
momento da apresentagdo, for o tinico produtor da zona geogrifica delimitada.

" O agrupamento podera ser uma sociedade comercial, uma sociedade civil, uma coo-
perativa ou pessoa colectiva de direito publico. Neste sentido, MANUEL JOSE BOTA-
NA AGRA, Las Denominaciones de Origen, cit., p. 186.
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fisicas, quimicas, microbioldgicas e/ou organolépticas);

— delimitagdo da zona geografica; elementos probatorios da origem
geografica do produto;

— descri¢do do método de obtengido do produto;

— elementos que justificam a relagdo com o meio geografico ou a
origem geografica; estruturas de controlo;

— elementos especificos da rotulagem;

— outros requisitos que devam cumprir-se em virtude de disposi-
¢Oes comunitarias ou nacionais.

2.3.3. - A oposicio ao registo de uma Denominagio de
Origem Protegida (DOP).

Apresentado o pedido de registo a Comisséo, esta verificara se tal
pedido cumpre os requisitos formalmente exigidos, devendo fazé-lo no
prazo maximo de seis meses.

A Comissdo, quando considera que a denominagao cumpre os re-
quisitos para ser protegida e ap6s informar o Estado-Membro em ques-
tdo, publica no Jornal Oficial das Comunidades Europeias certos dados
considerados obrigatérios: o nome e enderego do requerente, 0 nome
do produto, os elementos principais do pedido e as referéncias as dis-
posi¢cdes nacionais que regem a sua elaboracio, produgio ou fabrico.
Apenas nos casos em que seja necessario, deverao ser publicadas as
consideracdes em que a Comissao fundamenta a sua decisao.

A partir da data da publicacio do pedido no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, abre-se um perfodo de seis meses durante o qual
qualquer Estado-Membro pode manifestar a sua oposigao ao registo.

As causas de oposi¢do constam do n.° 4 do art. 7.7 e sdo trés:

— o incumprimento das condi¢oes exigidas pelo art. 2.%;

— o prejuizo que poderia causar o registo do nome proposto a exis-
téncia de uma designagio total ou parcialmente homonima, ou de uma
Marca, ou a existéncia de produtos que se encontrem legalmente no
mercado ha pelo menos cinco anos antes da data de publicagio do pedi-
do de registo no Jornal Oficial,

— o cardcter genérico do nome cujo registo € solicitado, devendo a
declaragiio de oposigio especificar os elementos que permitam concluir
nesse sentido.
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A oposi¢ao baseada numa destas causas obrigara a Comissio a
convidar os Estados-Membros interessados a chegarem a um acordo no
prazo de trés meses.

Se estas negociagdes conduzirem a um acordo dos Estados-Mem-
bros interessados, estes comunicardo a Comissdo todos os elementos
que permitiram esse acordo, assim como as opinides respectivas. Se a
informagdo a que se refere o art. 5.° sofrer modificagdes em virtude do
acordo, voltard a iniciar-se o processo de oposi¢do. Se as negociagdes
entre os Estados-Membros fracassarem, sera a Comissio que adoptara
uma decisao.

2.3.4. - O Registo da Denominacao de Origem
Protegida (DOP).

Quer a Comissdo decida registar a denominagio na sequéncia de
um procedimento em que tenha existido oposi¢ao [art. 7.°, n.° 5, al. b)],
quer tenha decidido sem que lhe tenha sido notificada qualquer oposi-
¢do (art. 6.° n.° 3), a denominagio serd inscrita num registo especial,
mantido pela Comissao, intitulado Registo das Denominacées de Ori-
gem e das Indicagdes Geogrdficas Protegidas, do qual devem constar,
igualmente, os nomes dos agrupamentos requerentes (art. 5.°, n.° 1) e
dos organismos de controlo interessados (art. 10.°).

Serdo objecto de publicagio, no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, as denominagdes inscritas no Registo e as alteracoes ao Re-
gisto feitas em conformidade com os artigos 9.°¢ 11.°.

Finalmente, a Comissdo, na auséncia de oposi¢iio ao procedimento
de registo, pode decidir nao proceder a publicagdo da denominagio,
caso entenda que esta ndo redne os requisitos para ser protegida.

De notar que a denominagao «Gorgonzola» foi registada como De-
nominagao de Origem Protegida (DOP) nos termos do Regulamento,
em virtude do art. 1.° do Regulamento (CE) n.° 1107/96 da Comissio,
de 12 de Junho de 1996, estando, por isso, compreendida no Ambito de
protec¢do do art. 13.° do Regulamento (CEE) n.° 2081/1992.
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3.- 0 ART. 13.°, N. 1, ALINEA b) DO REGULAMENTO
(CEE) N.° 2081/1992 E O REGIME DE PROTECCAO
DA DENOMINACAO DE ORIGEM PROTEGIDA
(DOP).

3.1. - Consideragoes gerais.

O sistema juridico de protecgio das Denominagdes de Origem
consta dos artigos 13.° e 14.° do Regulamento. O legislador comunita-
rio concebeu o direito sobre uma Denominagéo de Origem Protegida
(DOP) ou Indicacio Geografica Protegida (IGP) como um direito de
uso exclusivo, dotado de um amplo feixe de faculdades proibitivas — o
ius prohibendi®.

Assim, nos termos do art. 13.°, as denominagdes registadas estao
protegidas contra:

— a utilizagio da denominagdo registada para identificar produtos
diferentes dos abrangidos pelo Registo (sempre que se trate de produtos
compardveis ou se pretenda um aproveitamento da reputagéo da deno-
minacao);

— a usurpagdo, imita¢io ou evocagdo da denominagio, mesmo que
se indique a verdadeira origem do produto;

— proibigio de indicagdes falsas ou falaciosas quanto a procedén-
cia, & origem, A natureza ou as caracteristicas essenciais do produto:
embalagem, publicidade ou documentos relativos ao produto;

— 0 uso de praticas que, pelas suas caracteristicas, possam criar
uma opinidio errénea acerca da origem do produto ou qualquer outra
pritica que possa induzir em erro os consumidores sobre a verdadeira
origem do produto.

3.2. - Distincio entre usurpacio, imitagio e evocagio.

Uma das questdes suscitadas no Acérdio consiste em saber se a de-
nominacio «Gorgonzola» estard protegida contra a utilizagao de «Cam-

13 Ver, neste sentido, MARIA DEL MAR MARONO GARGALLO, La proteccion ju-
ridica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Espaiiol y Comunitario, cit.,
pp- 262 e ss.; MANUEL JOSE BOTANA AGRA, Las Denominaciones de Origen, cit.,
pp. 204 e ss.



Deolinda Maria Moreira Aparicio Meira 173

bozola», na acepgio do art. 13.° do Regulamento.

A resposta a esta questdo sera encontrada, em especial, no art. 13.°,
n. I, al. b), o qual protege as denominagdes registadas contra «qualquer
usurpagao, imitagdo ou evocagao», tornando-se necessério tecer algu-
mas consideragdes sobre as nogdes de usurpagio, imitagio e evocagio.

3.2.1. - A usurpacaio.

Por usurpacio entende-se todo o acto que suponha a utilizagdo da
Denominacio de Origem Protegida (DOP) — ou Indicagdo Geogrifica
Protegida (IGP) — por parte de quem néo esta devidamente autorizado
para tal, ou o recurso a esses sinais distintivos para designar produtos
ndo protegidos pelo Registo.

Diferentemente dos actos de imitagdo ou evocago, a usurpagio
pressupde a absoluta identidade da denominagéao que se emprega na de-
signacdo de produtos com a Denominagdo de Origem Protegida (DOP)
em questao. Cumprido este requisito, torna-se ainda necessdrio que a
utilizagdo da referida denominagéo se faca por quem carega de legiti-
midade para usar a Denominagdo de Origem Protegida (DOP) ou que,
estando autorizado para isso, esta denominagio se empregue para pro-
dutos ndo compreendidos no Registo Comunitdrio.

Quando o usurpador nao tem legitimidade para usar a Denomina-
¢do de Origem Protegida (DOP) — ou a Indicagio Geogrifica Protegi-
da (IGP) — € irrelevante que os produtos aos quais se aplica a denomi-
nagao usurpada pertengam ou ndo ao conjunto dos produtos protegidos.
A ratio da usurpagio reside na falta de autorizagio de uso que afecta o
sujeito ou entidade usurpante.

Finalmente, refira-se que, se quem faz uso da Denominagio de Ori-
gem Protegida ¢ um sujeito ou entidade devidamente autorizado, s6
existird usurpagdo nos casos em que o emprego da denominacio tenha
lugar para produtos nao abrangidos pelo Registo.

3.2.2. - A imitagao.

A imitagao compreende qualquer acto em que a denominagio re-
almente utilizada apresenta semelhangas com uma Denominagio de
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Origem Protegida (DOP), produzindo-se um erro ou confusao no con-
sumidor, quanto a origem do produto.

O conceito de imitagdo apresenta um perfil bastante mais difuso
que o da usurpagio, podendo questionar-se se haverd imitagdo se es-
tivermos em presenga de alguma semelhanga, qualquer que seja o seu
grau, entre a denominagio objecto de uso e a Denominagao de Origem
Protegida (DOP) ou se a imita¢do exigird um grau de semelhanga que
seja capaz de induzir a confuséo.

Entendemos que, do art. 13.°, n.° 1, al. b), resulta que a imitagao
pressupde que a semelhanga existente entre a Denominagio registada e
a que a imita seja susceptivel de gerar confusdo entre ambas'.

3.2.3. - A evocacao.

A evocagio ¢ um conceito que exige menos do que «imitagao» ou
«usurpagio». A evocagio é um conceito que nio se apresenta subordi-
nado ou dependente da existéncia de uma confusdo entre os produtos.

MARiA DEL MarR M. GarcaLLo defende que a evocagido abrange
condutas susceptiveis de provocar uma associagdo por parte do publico
que, ao contemplar um produto, pensa, como imagem de referéncia, nos
produtos designados pela Denominagéo de Origem Protegida (DOP)"™.

A evocacio compreende a utilizagdo de denominagdes que, sem se-
rem confundiveis com uma Denominacéo de Origem Protegida (DOP),
cria associagoes daquela com esta.

Perante a auséncia, no Regulamento, de critérios orientadores para
a apreciagio destas associagdes, caberd acolher uma concepgao flexivel
de «evocagio»: existira evocagdo «em qualquer caso em que 0 emprego
de uma denominacdo seja simplesmente capaz de originar algum tipo
de associagio da mesma com uma Denominagio Protegida»'®.

14 Neste sentido MANUEL JOSE BOTANA AGRA, Las Denominaciones de Origen,
cit., pp. 207 e ss.; MARIA DEL MAR MARONO GARGALLO, La proteccion juri-
dica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Espaiiol y Comunitario, cit.,
p. 270.

1S MARIA DEL MAR MARONO GARGALLO, La proteccion juridica de las Denomi-
naciones de Origen en los Derechos Espafiol y Comunitario, cit., p. 272.

16 MANUEL JOSE BOTANA AGRA, Las Denominaciones de Origen, cit., p. 208.
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Quanto ao tipo de associagdes que se possam produzir entre as
denominagdes, parece mais correcto limita-las as que consistem em
relacionar os produtos designados mediante a denominagdo evocante
com os produtos abrangidos pela Denominacio Protegida evocada. Em
geral, estas associagdes traduzir-se-ao em fazer crer que os produtos
designados pela denominagio evocante possuem propriedades e carac-
teristicas andlogas as dos produtos abrangidos pela Denominacio Pro-
tegida, ou que aqueles produtos sdo objecto de controlos equiparaveis
aos destes. Estas associagdes poderdo resultar, por exemplo, de graus
substanciais de similitude fonética no contexto de produtos que perten-
cem a um sector similar.

3.3. - A mera apreciacio de usurpacio, imitacio ou evocaciio
da Denominacio de Origem Protegida (DOP) é requisito
suficiente paraamesmabeneficiar daproteccaodoart. 13.°,
n.’ 1, al. b).

Para completar a fixa¢do dos contornos da proibi¢ao agora analisa-
da, o art. 13.%,n.° 1, al. b) do Regulamento esclarece que a proibi¢ao de
usurpagdo, imitagao ou evocagio se estende, inclusivamente, aos casos
em que se indica a verdadeira origem do produto (mediante vocabulos
deslocalizadores), designado pela denominacdo usurpante, imitadora
ou evocadora, assim como aos casos em que a Denominagio Protegida
se empregue traduzida ou acompanhada de expressdes como «género»,
«tipo», «método», «imitagdo», «estilo», ou por uma expressao similar.
Por conseguinte, a mera apreciagdo de usurpagdo, imitacdo ou evoca-
¢do da Denominagio de Origem Protegida (DOP) € requisito suficiente
para que se possa invocar a protec¢do derivada da al. b) do n.® I do art.
13.°.

Segundo MARria DEL MAR MARONO GARGALLO' € possivel detectar,
graficamente, no art. 13.° trés circulos concéntricos de protecgio:

—um primeiro circulo visa proibir o uso da propria denominacio
nos casos em que nao pode ser utilizada (circulo da usurpa¢do);

" La proteccion juridica de las Denominaciones de Origen en los Derechos Espaiiol y
Comunitario, cit., p. 273.
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—um segundo circulo que proibe o emprego de denominagoes que,
sendo idénticas, imitam a Denominagdo Protegida (circulo da imita-
¢do);

—um terceiro circulo que estende o ius prohibendi a condutas sus-
ceptiveis de gerar um risco de associa¢do para os consumidores, me-
diante o emprego de denominacdes ou indicacdes que de alguma ma-
neira evoquem a Denominagdo Protegida (circulo da evocagdo).

3.4. - A Marca «Cambozola» como uma evocacio da
Denominacao de Origem Protegida (DOP)
«Gorgonzola».

«Cambozola» constituird uma usurpagdo, uma imitacdo ou uma
evocagio de «Gorgonzola», na acep¢do do art. 13.°, n.° 1, al. b), do
Regulamento?

O demandante, a Comissio e 0s governos que apresentaram obser-
vagoes sobre o assunto em andlise, fundamentaram-se todos eles no art.
13.°, ainda que tenham sido apresentados argumentos diversos.

O Governo Helénico considerou que a utilizagdo da denominagio
«Cambozola» constitui uma usurpagdo, uma vez que sugere, no mi-
nimo, um queijo do mesmo tipo do «Gorgonzola», constituindo uma
exploragdo manifesta da reputacdo da denominagao «Gorgonzola» em
violagao do art. 13.°, n.° 1, al. a), sendo susceptivel de induzir em erro,
nomeadamente, quanto a verdadeira origem do produto, em violag¢do do
art. 13.°,n.° 1, al. d).

O Governo Francés considerou que o termo «Cambozola» é cla-
ramente uma imitagio do termo «Gorgonzola» na acepgio do art. 13.°,
n.° 1, al. b).

O Governo Austriaco fundamentou-se no art. 13.°, n.° 1, al. ¢), o
qual protege as denominagdes registadas contra «qualquer indicacio
falsa ou falaciosa quanto a proveniéncia, origem, natureza ou qualida-
des essenciais dos produtos».

O demandante e o Governo Italiano consideraram o «Cambozola»
como uma evocagio da denominacdo «Gorgonzola», nos termos do art.
13.9,n.° 1, al. b).

Finalmente, a Comissdo considerou que a utilizagdo da denomi-
nagdo «Cambozola» constitui, pelo menos, uma evocagio e, eventual-
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mente, uma imitagdo, na acep¢io do art. 13.°,n.° 1, al. b).

O Tribunal de Justica (Acérdao do STICE de 4 de Margo de 1999,
caso «Gorgonzola/Cambozola») considerou que o uso da denominacdo
«Cambozola» poderia ser qualificado, para efeitos da citada norma do

13.°, de evocagdo da Denominagao de Origem Protegida (DOP)
«Gorgonzola», mesmo sendo feita, na embalagem, mencdo da verda-
deira origem do produto.

Perfilhamos o entendimento do Tribunal de Justi¢a, no sentido de
considerar que o uso da denominagdo «Cambozola» constitui uma evo-
cagdo da Denominagdo de Origem Protegida «Gorgonzola».

Merecerd, a este propdsito, enunciar as razdes que nos permitem
afirmar, de forma inequivoca, a existéncia de evocagio'®.

A) A similitude fonética e a circunstancia de as duas denominacdes

" As demandadas recorreram ao direito das Marcas, afirmando que o conceito de evo-
cagdo do art. 13.° do Regulamento nio deve ser interpretado mais amplamente do que
0 absolutamente necessdrio para proteger a propriedade industrial e comercial, uma vez
que uma interpretagdo ampla iria contra o principio da livre circulagio de mercadorias.
Admitem, quando muito, que a Marca «Cambozola» possa provocar uma associacio de
ideias equivalente a nogao de associagio que consta do art. 4.%, n.° I, al. b) da Directiva
sobre as Marcas. Hsta norma prevé que, em determinadas circunstancias, seja recusado
o registo de uma Marca ou ela possa ser declarada nula se for registada, quando exista
no espirito do piblico risco de confusdo que inclui o risco de associacido com uma
Marca anterior. Consideram que existe um paralelo entre a protecgio das Marcas e a
protec¢ao das Denominagdes de Origem, dado que ambas dizem respeito a protec¢iio da
propriedade industrial e comercial na acepgio do art. 36.° do Tratado. As demandadas
entendem que o Tribunal deve, neste processo, seguir a mesma via que no Acérdio
«SABEL», em que o Tribunal de Justiga decidiu que a simples associacdo entre duas
Marcas que o piiblico pode fazer através da concordancia do seu contetddo seméntico
nao basta por si propria, para concluir pela existéncia de risco de confusio na acepgio
do art. 4.°, n.° 1, al. b) da Directiva sobre as Marcas.

Esta argumentagao das demandadas ndo pode todavia proceder, uma vez que o assun-
to debatido na sentenga «Gorgonzola» se desenvolve num contexto diferente: a inter-
pretagio do conceito de evocagao constante do art. 13.° do Regulamento (CEE) n.°
2081/1992. Sobre esta questdo em particular, o Tribunal de Justiga considerou que o
conceito de evocagao, constante do art. 13.°, n.° 1, al. b), abrange «a hipétese de um
termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma Denominacio
Protegida, de modo que o consumidor, perante 0 nome do produto, é levado a ter em
mente, como imagem de referéncia, a mercadoria que beneficia da denominagio». Ver
ponto 29 do Acordao do Tribunal de Justi¢a (Quinta Sec¢io), de 4 de Margo de 1999
(Processo C-87/97, Colectanea de Jurisprudéncia 1999, p. 1-01301).
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descreverem um produto do mesmo tipo.

Existe evocagio na acepgdo do art. 13.°, n.° 1, al. b), desde logo,
pelo grau substancial de similitude fonética no contexto de produtos
que pertencem a um sector similar.

Ora, existe um alto grau de similitude fonética entre «Cambozola»
e «Gorgonzola»: as duas silabas finais sdo idénticas, o numero total de
silabas ¢ 0 mesmo e o tipo de acentuagdo que caracteriza a prondncia
das duas palavras ¢ muito proximo.

Acresce que estas duas denominagdes sao utilizadas para descrever
um queijo cremoso de pasta azul.

B) A questdo da intengao.

Mesmo considerando a evocagio como uma nogio objectiva, a in-
tengdo do titular da Marca ao escolher essa Marca pode ser pertinente.

Neste caso concreto, poderemos ser levados a pensar que a deno-
minagio «Cambozola» foi escolhida porque «zola» evoca a ideia de um
queijo conhecido e de um tipo similar.

C) A evocagio existe mesmo que a verdadeira origem do produto
seja indicada.

O art. 13.°,n.° 1, al. b), aplica-se «ainda que a verdadeira origem do
produto seja indicada». Daf que o facto de a embalagem do «Cambozo-
la» indicar que se trata de um queijo de pasta mole aleméo néo releva.
Além disso, convém nio esquecer que o «Cambozola» € por vezes ven-
dido sem a sua embalagem de origem.

4. - O ART. 14.°, N.° 2 DO REGULAMENTO (CEE) N.’
2081/1992 E A PROBLEMATICA DA COEXISTENCIA
DA DENOMINACAO DE ORIGEM PROTEGIDA (DOP)
COM UMA MARCA REGISTADA QUE VIOLOU
ALGUMA DAS PROIBICOES DO ART. 13.°, N.° 1.

4.1. - Consideracoes gerais.

Atentemos agora em uma outra questdo suscitada no ambito do
Acérddo e que se prende com o regime do art. 14.°, n.° 2, do Regula-
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mento'.

Assim, esta norma permite prosseguir o uso de uma Marca corres-
pondente a uma das situagdes enumeradas no art. 13.°, registada de boa
fé antes da data de apresentacio do pedido de registo da Denominagio
de Origem ou da Indicagao Geogrifica, quando a Marca nio seja atin-
gida por razdes de nulidade ou de caducidade previstas nos artigos 3.°,
n.° I, alineas c) e g), e 12.°,n.°2, alinea b), da Directiva sobre as Marcas
(Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988).

Como esclarece o legislador, a Marca — desde que registada de
boa fé antes da data da apresentacao do pedido de registo da Denomina-
¢do de Origem e desde que ndo atingida pelas razdes de nulidade ou

" Refira-se que o art. 14.° viria a ser alterado pelo Regulamento (CE) n.° 695/2003 do
Conselho, de 8 de Abril de 2003, passando a ter a seguinte redaccio:

«I. Sempre que uma denominagao de origem ou uma indicaciio geografica seja regista-
da nos termos do presente regulamento, serd recusado o pedido de registo de uma marca
que corresponda a uma das situagdes referidas no artigo 13.° e diga respeito a0 mesmo
tipo de produto, na condigdo de o pedido de registo da marca ser apresentado apds a
data de apresentagio do pedido de registo da denominagio de origem ou da indicacio
geografica a Comissio.

As marcas registadas contrariamente ao disposto no primeiro pardgrafo serdio anula-
das.

2. Na observéncia da legislagio comunitdria, a utilizagdo de uma marca que corres-
ponda a uma das situagdes enumeradas no artigo 13.°, depositada, registada ou, nos
casos em que tal seja previsto pela legislagio em causa, adquirida pelo uso, de boa fé,
no territério comunitdrio, quer antes da data de protecgfio no pafs de origem, quer antes
da data de depdsito do pedido de registo da denominagdo de origem ou da indicagio
geografica a Comissdo, poderd prosseguir néio obstante o registo de uma denominagio
de origem ou de uma indicagio geografica, sempre que a marca nfio incorra nos mo-
tivos de nulidade ou caducidade previstos, respectivamente, na Directiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa a aproximagio das legislacdes dos
Estados-Membros sobre as marcas, e¢/ou no Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho,
de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria.»

As alteragdes do art. 14.° viriam a incidir sobre os seguintes aspectos:

-no n.” I, a data de referéncia deixa de ser data da primeira publicagio ¢ passa a ser a
data do depésito do pedido de registo;

-no n.° 2, a data de referéncia passa a ser a data de protecgio no pais de origem ou do
depdsito do pedido de registo da Indicagio Geografica ou da Denominagio de Origem,
consoante se trate, respectivamente, de uma denominacio abrangida pelo art. 17.° ou

pelo art. 5.° do Regulamento.
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de caducidade acima referidas — poderd conviver no trifico comercial
com a Denominagdo de Origem com a qual entra em conflito.

4.2. - Requisitos de aplicaciio do art. 14.%, n.” 2.
Deverd salientar-se que a possibilidade de aplicagdo do art. 14.°, n.°
2, passa pela andlise de trés questoes:
— A Marca «Cambozola» foi registada antes da data de apresenta-
¢io de pedido de registo da Denominagdo de Origem «Gorgonzola»?
— A Marca «Cambozola» estava ferida de alguma causa de nulida-
de ou de caducidade prevista na Directiva sobre as Marcas?
— A Marca «Cambozola» foi registada de boa fé?

4.2.1. - O critério temporal.

O critério temporal prende-se com a questdo de saber se o registo
da Marca teve lugar depois de se ter publicado o pedido de registo da
Denominagio de Origem Protegida (DOP)™ ou se se produziu antes
do depésito deste pedido. Quando a Marca € registada posteriormente
a publicagdo deste pedido de registo, a protecgio da Denominagio de
Origem Protegida (DOP) exigird a anulagéo daquele rcgisto se 0 mes-
mo foi realizado em violagio do disposto no art. 14.°, n.% 1*!,

200 art. 6.9, n.° 2, do Regulamento (CEE) n.? 2081/1992 do Conselho, de 14 de Julho de
1992, estabelece que «se, tendo em conta o disposto no n.° I, a Comissdo concluir que
a denominacio retine as condigdes para ser protegida, fard publicar no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias o nome ¢ enderego do requerente, o nome do produto, os
elementos principais do pedido, as referéncias as disposi¢des nacionais que regem a
sua elaboragio, produgio ou fabrico e, se necessario, as consideragoes em que assenta
a sua opinidao».

200 art. 14.°,n.° 1, do Regulamento (CEE) n.° 2081/1992 do Conselho, de 14 de Julho
de 1992, estabelecia que «sempre que uma Denominagio de Origem ou uma Indicagio
Geogrifica seja registada em conformidade com o disposto no presente Regulamento,
ser recusado o pedido de registo de uma Marca que corresponda a uma das situacoes
referidas no art. 13.° ¢ relativa ao mesmo tipo de produto, na condi¢io de o pedido de
registo da Marca ser apresentado apds a data de publicagdo prevista no n.° 2 do art. 6.
As Marcas registadas contrariamente ao que € acima disposto serao anuladas.

O disposto no pardgrafo anterior aplica-se igualmente sempre que o pedido de registo
de uma Marca seja apresentado antes da data de publicagio do pedido de registo pre-
visto no n.° 2 do art. 6.°, na condicio de esta publicaciio ser feita antes do registo da
Marca.»
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Quando o registo da Marca ¢é anterior 2 data do depésito do pedi-
do de registo da Denominagio de Origem Protegida (DOP), torna-se
necessdrio averiguar se esse registo foi feito de boa fé ou de ma-fé, tal
como resulta do art. 14.°, n.° 2.

Se a Marca, apesar da verificagdo de alguma das situacdes pre-
vistas no art. 13.°, n.° 1, tiver sido registada de boa fé antes da data do
depésito do pedido de registo da Denominagio de Origem Protegida
(DOP), pode continuar a ser utilizada se niio incorrer nos motivos de
nulidade ou caducidade, previstos na Directiva n.° 89/104/CEE, de 21
de Dezembro de 1988. A posi¢iao da Denominacio de Origem ficara
debilitada, ndo se podendo impedir que essa Marca conviva com a De-
nominagdo de Origem Protegida no trifico comercial.

Ora, a Marca «Cambozola» foi registada em Abril de 1983, ou seja,
numa data necessariamente anterior ao pedido de registo de «Gorgon-
zola» nos termos do Regulamento.

4.2.2. - As razoes de invalidade ou de caducidade da Marca.

Atentemos agora que a Marca registada de boa fé, para poder be-
neficiar da manutengéo do seu uso, ndo pode estar viciada por razdes de
nulidade ou de caducidade previstas, respectivamente, nas alineas c)e
g) doart. 3.°,n.° | e na alinea b) do art. 12.°, n.° 2, da Directiva 89/104/
CEE, sobre a aproximagio das legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de Marcas®.

Oart. 3., n.° 1 (Motivos de recusa ou de nulidade), diz o seguinte:

«l. Sera recusado o registo ou ficario sujeitos a declaracdo de nuli-
dade, uma vez efectuados, os registos relativos: |...] c) A Marcas cons-
tituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam servir, no
coméreio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino,
o valor, a proveniéncia geografica ou a época de produgio do produto
ou da prestagio do servigo ou outras caracteristicas dos mesmos; g) A
Marcas que sejam susceptiveis de enganar o publico, por exemplo no
que respeita a natureza, a qualidade ou a proveniéncia geogrifica do

** Assim o estabeleceu o Tribunal de Justica nos pontos 37 e ss. do Acérdio do Tribunal
de Justi¢a (Quinta Sec¢o), de 4 de Margo de 1999 (Processo C-87/97, Colectinea de
Jurisprudéncia 1999, p. 1-01301).
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produto ou do servigo [...]».

O art. 12.°, n.° 2 (Motivos de caducidade), prevé o seguinte:

«O registo de uma Marca fica igualmente passivel de caducidade
se, apos a data em que o registo foi efectuado: [...] b) No seguimento
do uso feito pelo titular da Marca, ou com o seu consentimento, para 08
produtos ou servigos para que foi registada, a Marca for propicia a in-
duzir o publico em erro, nomeadamente, acerca da natureza, qualidade
e origem geografica desses produtos ou servigos».

A demandante defende que a Marca «Cambozola» € susceptivel
de enganar os consumidores quanto a natureza, a qualidade ou a prove-
niéncia geogrifica do produto que designa, estando, por isso, ferida de
nulidade nos termos do art. 3.°, n.° 1, al. g), da Directiva 84/104/CEE.
Em consequéncia, os demandados néio poderiam invocar o art. 14.%, n.°
2 do Regulamento.

O Tribunal de Justiga, no Acérddo em andlise, considerou que a al.
¢) do n.° 1 do art. 3.° nfio se pode aplicar ao presente caso. Quanto as
outras normas acima referidas, entende o Tribunal que elas pressupdem
que se possa considerar provada a existéncia de um engano efectivo ou
de um risco suficientemente grave de engano do consumidor, sendo ao
juiz nacional que competird aplicar esses critérios a luz das circunstan-
cias do caso que lhe é submetido™.

Merecerd, a este proposito, destacar as consideragdes do Advo-
gado-Geral Jacobs, o qual defende que os motivos de nulidade ou de
caducidade da Marca «existem especialmente quando a Marca seja
suficientemente especifica para enganar um consumidor, por exemplo,
quanto 2 verdadeira natureza, qualidade ou proveniéncia geografica do
produto [...]. Ao apreciar se os consumidores sao enganados ou se 0
piblico ¢ induzido em erro, o 6rgdo jurisdicional nacional deve aplicar
o critério das expectativas presumidas de um consumidor médio, nor-
malmente informado e razoavelmente atento e avisado»™.

2 Ver pontos 41 e 42 do Acordio do Tribunal de Justica (Quinta Sec¢io), de 4 de Mar-
¢o de 1999 (Processo C-87/97, Colectdnea de Jurisprudéncia 1999, p. 1-01301).
 Ver ponto 58 das Conclusdes do Advogado-Geral Jacobs, apresentadas em 17 de De-
zembro de 1998 (Processo C-87/97, Colecténea de Jurisprudéncia 1999, p. 1-01301).
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4.2.3. - A questio da boa fé.

Referimos ja que a Marca «Cambozola» foi registada em Abril de
1983, ou seja, numa data necessariamente anterior ao pedido de registo
de «Gorgonzola», nos termos do Regulamento, tornando-se necessario
averiguar se esse registo da Marca «Cambozola» foi feito de boa fé.

O art. 14.°, n.° 2, estabelece como condigdo para permitir a manu-
ten¢do de uma Marca anteriormente registada antes da data da apresen-
tagao do pedido de registo da Denominagio de Origem, que essa Marca
tenha sido registada de boa f¢é.

Neste Acordao, o Tribunal de Justiga remeteu para o 6rgao jurisdi-
cional nacional a determinagio da boa ou ma-fé, no momento do pedido
de registo da Marca. Referiu, ainda, o Tribunal duas notas de grande
relevo para o problema em anélise:

— o conceito de boa fé deve ser analisado tendo em conta a legisla-
¢ao nacional e internacional aplicavel no momento em que foi apresen-
tado o pedido de registo da Marca;

— o titular da Marca nao pode beneficiar, em principio, de uma
presungdo de boa fé se as disposi¢des legais, que entdo estavam em
vigor, se opunham claramente a que o pedido de registo pudesse ser
legalmente satisfeito.

Nesta matéria aderimos ao critério proposto pela Comissio para a
determinagdo da boa fé no momento do registo da Marca: a Marca tera
sido registada de boa fé se o titular da mesma tiver adoptado todas as
medidas razodveis, no momento do registo, para se assegurar de que o
uso da Marca era compativel com a legisla¢io nacional ¢ internacional
em vigor.

Competira ao 6rgao jurisdicional nacional determinar se o titular
adoptou essas medidas®.

Ora, aquando do registo da Marca «Cambozola» na Austria, este
Estado estava vinculado pela Convengdo de Stresa sobre o emprego
de Denominagdes de Origem e de denominagdes de queijos. Esta con-

» No mesmo sentido se pronunciou o Advogado-Geral Jacobs: ver ponto 58 das Con-
clusdes do Advogado-Geral Jacobs apresentadas em 17 de Dezembro de 1998 (Proces-
s0 C-87/97, Colectinea de Jurisprudéncia 1999, p. 1-01301).
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vengiio abrangeu o uso da denominagao «Gorgonzola» a partir de 1 de
Junho de 1954. O Estado austriaco estava ainda vinculado pelo acordo
entre a Austria e a Itdlia relativo as Indica¢des Geograficas de Origem
e As denominagoes de determinados produtos, assinado em Roma em 1
de Fevereiro de 1952.

Perante isto, consideramos que o registo de «Cambozola» nao foi
feito de boa fé, ja que, antes do registo de «Cambozola», a denomina-
¢io «Gorgonzola» era protegida por convengdes internacionais de que a
Austria fazia parte. Assim, a Marca «Cambozola» ndo poderd conviver
no trafico comercial com a Denominagio de Origem «Gorgonzola».

5. - CONCLUSOES.

As principais conclusdes foram surgindo ao longo da exposigao,
pelo que apenas enunciaremos o fio condutor das nossas reflexoes.

A Denominacio de Origem «Gorgonzola» foi registada como De-
nominacio de Origem Protegida (DOP) nos termos do Regulamento
(CEE) n.° 2081/1992, de 14 de Julho de 1992, beneficiando por isso da
protecgio juridica constante daquele diploma legal, designadamente,
dos artigos 13.°¢ 14.°.

A Marca «Cambozola» deve ser considerada, para efeitos do art.
13., n.° 1, al. b), do Regulamento (CEE) n.° 2081/1992, de 14 de Julho
de 1992, como uma evocacio da Denominagio de Origem Protegida
(DOP) «Gorgonzola», uma vez que existe um grau substancial de si-
militude fonética entre a Marca e a Denominagao de Origem Protegida
(DOP) e ambas sio utilizadas num produto muito similar (queijo de
pasta azul e mole).

Existe evocagio porque o emprego da denominagdo «Cambozola»
provoca uma associagio por parte do ptiblico que, ao contemplar aquele
produto pensa, como imagem de referéncia, no produto desi gnado pela
Denominagio de Origem «Gorgonzola».

Para este efeito, nio tem qualquer relevincia que o produto «Cam-
bozola» tenha uma mengdo indicando que ¢ fabricado num pais que nao
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¢ 0 Estado-Membro de fabrico do produto abrangido pela Denominacdo
de Origem Protegida (Itdlia).

Todavia, a designagdo «Cambozola» foi registada como Marca
antes da data de apresentagio do pedido de registo da Denominagio
de Origem Protegida «Gorgonzola», podendo por isso ser autorizada
a continuagao da utilizagdo da Marca «Cambozola» se se preencherem
08 requisitos previstos no art. 14.°, n.° 2 do Regulamento, a saber: se a
Marca tiver sido registada de boa fé e se ndo incorrer nos motivos de
nulidade ou de caducidade, previstos na Directiva n.° 89/104/CEE, de
21 de Dezembro de 1988.

O Tribunal de Justica decidiu que compete ao érgio jurisdicional
nacional, fundamentando-se no estado do direito em vigor no momento
do registo da Marca, apreciar se este foi feito de boa fé e se uma deno-
minagdo como «Cambozola» constitui, por si prépria, uma forma de
induzir em erro o consumidor.

E nosso entendimento que a Marca «Cambozola» néo poderia con-
viver no trafico comercial com a Denominagio de Origem «Gorgon-
zola», uma vez que o registo daquela Marca nio foi feito de boa fé.
Partindo do critério proposto pela Comissdo para a determinaciio da
boa fé no momento do registo e que se traduzia em averiguar se o titular
da Marca tinha adoptado todas as medidas razodveis, no momento do
registo, para se assegurar de que o uso da Marca era compativel com
a legislagdo nacional e internacional em vigor, nio podemos deixar de
concluir pela inexisténcia de boa fé.

Na altura do registo da Marca «Cambozola» na Austria, a denomi-
nacao «Gorgonzola» jd se encontrava protegida nesse pais nos termos
da Convengdo Internacional sobre o emprego de denominagées de ori-
gem e denominagoes de queijos, assinada em Stresa em | de Junho de
1951, e segundo o estipulado no acordo relativo as Indicagoes Geogra-
ficas de origem e as denominagdes de determinados produtos, assinado
em Roma em | de Fevereiro de 1952.

Podera ainda defender-se que a Marca «Cambozola» é susceptivel
de enganar os consumidores quanto a verdadeira natureza, qualidade ou
proveniéncia geografica do produto, estando, por isso, ferida de nulida-
de nos termos do art. 3.°, n.° 1, al. g), da Directiva 84/104/CEE. Como
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defende o Advogado-Geral Jacobs, o critério a aplicar, pelo 6rgéo ju-
risdicional nacional, para apreciar se o consumidor € enganado deverd
ser o critério das expectativas presumidas de um consumidor médio,
normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

A andlise desta sentenca e da legislagio em que ela se fundamenta
permite-nos uma conclusio de dmbito mais geral quanto a relagdo entre
a Denominacio de Origem Protegida e a Marca no direito comunita-
110.

Este breve estudo permite-nos pensar que, no confronto com a De-
nominacdo de Origem, a Marca sai a perder, o que resulta, desde logo,
da possibilidade da Denominagdo de Origem posterior afastar a Marca
anterior e da impoténcia da Marca para impedir o registo de uma De-
nominagio de Origem posterior (art. 14.” do Regulamento (CEE) n.°
2081/1992, de 14 de Julho de 1992)*.

Claro que poderia argumentar-se que o art. 14.%, n.° 2 do citado
Regulamento vem permitir que uma Marca que corresponda a uma das
situacdes enumeradas no art. 13.°, registada de boa f¢ antes da data do
depésito do pedido de registo de uma Denominagao de Origem, pode
continuar a ser utilizada se a dita Marca néo incorrer nos motivos de
nulidade ou de caducidade, previstos na Directiva n.° 89/104/CEE, de
21 de Dezembro de 1988. Mas, nesta hipétese, o registo da Denomina-
¢io de Origem continua a efectuar-se. ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE
ALMEIDA afirma, a este propésito, que «a Marca (registada de boa f€) ¢
que beneficia de um favor e ndo a Denominagdo de Origem»*'.

2 No ordenamento juridico portugués, e sem prejuizo da aplicabilidade das referidas
normas comunitdrias, o Cédigo da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.” 36/2003 de
5 de Margo) estabelece que serd recusado o registo da Denominagio de Origem ou da
Indicaciio Geografica quando constitua infracgéo de direitos de propriedade industrial
[art. 308.°, al. ¢)]. ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominagoes
Geogrdficas, in Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2003, p. 316, considera que,
3 luz do disposto no Cédigo da Propriedade Industrial Portugués, ndo poderao ser re-
gistadas Denominagoes de Origem ou Indicacdes Geograficas que sejam idénticas ou
semelhantes a uma Marca registada para produtos idénticos ou afins.

27 ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominagdo de Origem e
Marca, cit., p. 342.
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